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Rechtsbegehren:
(act. 1S. 2)

"1. Es sei festzustellen, dass das beim IGE hinterlegte Design 1...
(Zerstauber) nichtig ist.

2. Alles unter KEF zu Lasten des Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsiibersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der Klagerin handelt es sich um eine schweizerische Aktiengesellschaft, die
Beratungsdienstleistungen sowie die Produktion und den Vertrieb von Ultraschall-

vernebler-Apparaten bezweckt.

Beim Beklagten handelt es sich um den in Osterreich wohnhaften Hinterleger der

streitgegenstandlichen Designs.
b. Prozessgegenstand

Mit der vorliegenden Klage beantragt die Klagerin die Feststellung der Nichtigkeit
zweier Designs von Ultraschallvernebler, die in Saunas, Dampfbader etc. zum

Einsatz gelangen kdnnen.

B. Prozessverlauf

Am 15. Dezember 2014 (Datum Poststempel) reichte die Klagerin die Klage samt
Beilagen mit obigen Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-15). Den
ihr mit Verfugung vom 16. Dezember 2014 (act. 5) auferlegten Gerichtskostenvor-
schuss leistete sie fristgerecht (act. 7). Mit Verfigung vom 5. Januar 2015 (act. 8)
wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt. Deren
Erstattung samt Beilagen erfolgte am 5. Marz 2015 (act. 10; act. 11; act. 12/1-15).
Die Vergleichsverhandlung vom 14.Januar 2016 fuhrte zu keiner Einigung
(Prot. S.10 f.). Nachdem die Parteien mit Eingaben vom 18. Februar 2016



(act. 33) und 22. Februar 2016 (act. 34) zur Hohe des Streitwerts Stellung nah-
men, wurde die Klagerin mit Verfigung vom 30. Juni 2016 (act. 53) — unter Be-
rucksichtigung eines hoheren Streitwerts — zur Leistung eines weiteren Gerichts-
kostenvorschusses verpflichtet. Dieser ging fristgerecht hierorts ein (act. 55). Ein
in der Zwischenzeit gestelltes Ausstandsgesuch der Klagerin wurde mit Beschluss
des Handelsgerichts des Kantons Zurich vom 10. Mai 2016 (act. 49) abgewiesen.
Hinsichtlich der diesbezlglichen Verfahrensschritte kann, zwecks Vermeidung
unnotiger Wiederholungen, auf die dortigen Erwagungen verwiesen werden. Die
Replik datiert alsdann vom 17. Oktober 2016 (act. 57; act. 58/16-37) und die Dup-
lik vom 9.Januar 2017 (act.61; act. 62/16). Mit Verfigung vom 20. Marz 2017
wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklaren, ob sie auf Durchfuhrung der
mundlichen Hauptverhandlung verzichten (act. 65). Wahrend sich die Klagerin
nicht vernehmen liess, was androhungsgemass als Verzicht zu werten ist, ver-
Zichtete der Beklagte mit Eingabe vom 3. April 2017 (act. 67) ausdrlcklich auf die
Durchfihrung der Hauptverhandlung. Mit Verfigung vom 7. April 2017 (act. 68)
wurde den Parteien die Gerichtsbesetzung mitgeteilt. Damit erweist sich das Ver-
fahren als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO).
Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden nur soweit fur die Entscheidfindung

notwendig einzugehen.

Erwagungen

1. Formelles

Die ortliche und sachliche Zustandigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zlrich
blieben zu Recht unbestritten (act. 1 N 5 f; act. 10 N6; Art. 22 Ziff. 4 LugU,
Art. 109 Abs. 1 IPRG, Art. 5 Abs. 11it. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG).

Die Parteien sind sodann unbestrittenermassen Konkurrenten, weshalb die von
der Klagerin behauptete Einschrankung in ihrer wirtschaftlichen Freiheit zur Beja-
hung des Feststellungsinteresses genigt (act.1 N3 f; vgl. BGE 138 Il 461
E. 2.2). Dieses wurde denn auch durch den Beklagten nicht in Abrede gestellt
(act. 10N 41)).



Zusammenfassend ist auf die Klage einzutreten.

2. Beweislast

In casu macht die Klagerin die Nichtigkeit der streitgegenstandlichen Designs ge-
stitzt auf die Ausschlussgrinde gemass Art. 4 lit. b DesG (fehlende Neuheit und
Eigenart) und gemass Art. 4 lit. ¢ DesG (technische Bedingtheit der Designs) gel-
tend.

Gemass Art. 21 DesG begrundet die Hinterlegung die Vermutung der Neuheit und
der Eigenart zugunsten des Schutzrechtsinhabers, mithin des Beklagten. Ent-
sprechend hat die Kladgerin das Vorliegen des Ausschlussgrundes gemass Art. 4
lit. b DesG zu beweisen (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom
5.Marz 2014 E. 5.2 = sic! 2014 S. 545 ff.; Urteil BGer 4C.344/2006 vom 8. Januar
2007 E. 2.1.2 m.w.H.; Urteil BGer 4A_44/2016 vom 25. Mai 2016 E. 2.2.2.; SHK-
STUTZBEUTLER/KUNZI, Art. 21 DesG N 19).

Gleiches gilt im Ergebnis auch hinsichtlich des Vorliegens des Ausschlussgrundes
der technischen Bedingtheit gemass Art. 4 lit. ¢ DesG, auch wenn sich die Be-
weislast nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB richtet (Urteil des Handels-
gerichts des Kantons Aargau vom 5.Marz 2014 E.5.2 mw.H. = sic! 2014
S. 545 ff.).

Zusammenfassend liegt die Beweislast fur die Nichtigkeit der streitgegenstandli-
chen Designs, d.h. das Vorliegen der Ausschlussgriunde gemass Art. 4 lit. b und

lit. c DesG, vollumfanglich bei der Klagerin.

3. Wirdigung
3.1.  Hauptbegrundung: Fehlende Differenzierung der Klagerin zwischen den

beiden streitgegenstandlichen Designs

Bei den streitgegenstandlichen Designs handelt es sich — entgegen den klageri-
schen Behauptungen (act. 57 N 80) — um zwei, voneinander unterschiedliche De-
signs. Dies ergibt sich bereits eindeutig aus dem Registereintrag, umfasst dieser

doch zwei Ordnungsnummern fur jedes hinterlegte Design (act. 3/3; Art. 25 Abs. 1



lit. g DesV). Die Eintragung mehrerer Designs im Register ist gemass Art. 20
DesG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 DesG ohne Weiteres mdglich und zuldssig. Etwas an-

deres wurde auch durch die Klagerin nicht dargetan (act. 57 N 80).

In Verkennung dieser Sachlage unterliess es die Klagerin in ihren Parteivortragen
zwischen den einzelnen Designs hinlanglich zu differenzieren, was vom Beklag-
ten zu Recht mehrfach moniert wurde (z.B. act. 10 N 8; act. 61 N7, N44 f). Die
klagerischen Tatsachenvorbringen Uber die Nichtigkeit der beiden Designs sind
entsprechend nicht nachvollziehbar, verbleibt doch vollig im Unklaren, ob sie sich
auf beide Designs oder nur auf ein Design beziehen. Aufgrund des unklar geblie-

benen Tatsachenfundaments ist die Klage somit abzuweisen.

Zusammenfassend ist die Klage bereits aufgrund der fehlenden Differenzierung

zwischen den beiden streitgegenstandlichen Designs abzuweisen.

3.2. Eventualbegrindung: Unzulassige Beweisofferten und insgesamt pauscha-

le und vage Tatsachenvorbringen der Klagerin

Wollte man — unter Ausserachtlassung des soeben Dargelegten — die klageri-
schen Tatsachenvorbringen dennoch berlcksichtigen, so gilt es mit dem Beklag-
ten zu bemerken, dass mehrthematische Beweismittel unzulédssig sind (act. 61
N 11 ff. m.w.H.; statt vieler: HASENBOHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 1, Zu-
rich 2015, N2.11). Die Klagerin stellte dementsprechend nicht gehdrige Beweis-
antrage, indem sie unspezfisch, teilweise "fur samtliche obigen Ausfuhrungen”,
"vorgenannte" Unterlagen oder das Zeugnis "weiterer Mitarbeiter (w. MA)" zum
Beweis anbot. Dies hat zur Folge, dass der grosste Teil ihrer Tatsachenbehaup-
tungen in der Replik mangels formgultiger Beweisofferten als unbewiesen zu gel-
ten hat (act. 57 N7-9,N 13, N16, N 23, N28, N31, N 32-36; N 38, N 39, N 41,
N42, N44-47, N50, N53, N68, N75, N88), zumal der Beklagte die klageri-
schen Ausflhrungen ausdrtcklich bestritt (z.B. act. 61 N 11 ff.). Einzig in Randno-
te 24 der Replik gelang es der Klagerin Beweismittel gehorig anzubieten. Die Pa-
tentanmeldungen fur Duschkabinen sind fir den Ausgang des vorliegenden Pro-
zesses, der sich um Ultraschallvernebler dreht, aber, wie der Beklagte in aller

Klrze zutreffend ausfiihrte, "unerheblich" (act. 61 N 37).



Uberhaupt blieben die tatséchlichen Ausfiihrungen in beiden Parteivortragen der
Klagerin dusserst pauschal und vage. Es kann im Geltungsbereich des Verhand-
lungsgrundsatzes aber nicht Aufgabe des erkennenden Gerichts sein, die Sach-
darstellung einer Partei aus den Beilagen selbst zusammenzutragen (BGE 141 1l
549, nicht publ. E. 3.1 m.w.H.). So halt die Klagerin hinsichtlich einer neuheits-
schadlichen Veroffentlichung beispielsweise lediglich fest, die Designs seien ei-
nem "breiten Publikum" (act. 1 N 10) zuganglich gemacht worden, ohne zu praz-
sieren, was sie genau damit meint. Hinsichtlich der Ausschlussgriinde der fehlen-
den Eigenart und der technischen Bedingtheit der Designs lasst es die Klagerin
allgemein bei Satzen, wie "[Die Eigenart] ist nicht ersichtlich" (act. 1 N 21), "Bei
der Form handelt es sich im Wesentlichen um die Formgebung aus den techni-
schen Vorgaben" (act. 1 N21) oder "Dass fir einen Rundbehalter als solches
kein Designschutz beansprucht werden kann, wird hoffentlich auch vom Beklag-
ten anerkannt" (act. 57 N 74) bewenden. Mit derartigen pauschalen Ausflihrungen
kommt die Klagerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast jedenfalls nicht

nach.

Zusammenfassend fehlt es sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik an
rechtsgenligend vorgetragenen Behauptungen, weshalb die Klage auch aus die-
ser Perspektive abzuweisen ist. Uberdies erweist sich der grosste Teil der in der

Replik gestellten Beweisantrage als formunguiltig.

3.3.  (Sub-)Eventualbegrindung: Fehlender Beweiswert der eingereichten Un-

terlagen der Klagerin

Betrachtet man im Sinne einer zusatzlichen Eventualbegrindung — ohne An-
spruch auf Vollstandigkeit — die einzelnen Beweismittel der Klagerin genauer, so
gilt es vorab im Allgemeinen festzuhalten, dass Zeichnungen in Patentschriften
ein Design gewdhnlich nicht entnommen werden kann (Urteil des Obergerichts
des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 16. Marz 2012 E. 3.4b = sic! 2013,
S. 49 ff,; OFK-HEINRICH, Art. 2 DesG N 31). Dies gilt auch im vorliegenden Fall,
unterscheidet sich doch sowohl die Osterreichische Patentschrift vom 15. Februar
2010 (act. 3/14) als auch die deutsche Gebrauchsmusterschrift vom 3. September

2009 (act. 3/15) deutlich von den streitgegenstandlichen Designs (z.B. hinsichtlich



der Offnungen des Flissigkeitsbehalters; vgl. auch die ausfihrlichen, diesbeziigli-

chen beklagtischen Ausfihrungen in act.10 N 18).

Als "berechtigte Person" im Sinne von Art. 3 lit. b i.V.m. Art. 7 DesG gilt, wie der
Beklagte zu Recht ausfuhrt (act. 61 N 111 ff.), die zur Hinterlegung berechtigte
Person (OFK-HEINRICH, Art. 3 DesG N 16). In casu ist demnach der Beklagte die
berechtige Person (vgl. Art. 21 DesG). Dies ergibt sich im Ubrigen auch aus dem
Registereintrag, fungiert doch der Beklagte sowohl als Designer als auch als Hin-
terleger (act. 3/3). Mit anderen Worten kann der Beklagte sich auf die Schonfrist
gemass Art. 3 lit. b DesG berufen, die ein Jahr vor dem unbestritten gebliebenen
Hinterlegungsdatum (act. 3/3; act. 1 N10; act. 10 N 14), d.h. am 15. April 2011,
zu laufen beginnt. Samtliche dem Beklagten im genannten Zeitraum zuzurech-

nenden Offenbarungshandlungen wirken also ohnehin nicht neuheitsschadlich.

Die durch die Klagerin ins Recht gereichten Unterlagen (act. 3/4-13) betreffen al-
lesamt angebliche Verkaufe der streitgegenstandlichen Designs im Jahr 2011 und
fanden zugestandermassen im Wissen und Einverstandnis des Beklagten statt:

act. 1N 14

"Wohlverstanden: Diese Verkaufe fanden alle im Wissen und Einverstandnis
des Beklagten statt (...)."

Die entsprechenden klagerischen Unterlagen vermogen damit also gerade keine
neuheitsschadlichen Offenbarungshandlungen zu dokumentieren. Es liegt doch —
selbst wenn den anerbotenen Beweismitteln an sich Uberhaupt Beweiswert zu-
kommen sollte, was indessen offen bleiben kann — ein Anwendungsfall von Art. 3
lit. b DesG, mithin eine nicht neuheitsschadliche Offenbarung durch den Beklag-
ten selbst, vor. Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, dass gleichgultig ist, ob der
Beklagte oder eine Drittperson, wie die Klagerin etc., im genannten Zeitraum als
mogliche Verkauferin agierte. Relevant ist einzig, dass der Beklagte Urheber der
Offenbarungshandlungen war (OFK-HEINRICH, Art. 3 DesG N31; SHK-
STUTZ/BEUTLER/ KUNzi, Art. 3 DesG N 42 ff.). Die gegenteiligen Ausflihrungen der
Klagerin in der Replik Uberzeugen dementsprechend nicht und sind insgesamt
auch nicht nachvollziehbar (act. 57 N 54 ff.).



Schliesslich kommt auch den klagerischen Internetausdrucken von irgendwelchen
Google-Suchanfragen hinsichtlich des Ausschlussgrundes der technischen Be-
dingtheit kein Beweiswert zu. Vielmehr spricht nur schon die Tatsache, dass sich
zwei Designs im Streit befinden und die zahlreichen durch den Beklagten erwahn-
ten, auf dem Markt erhaltichen Ultraschallvernebler (act. 12/4-15) gegen den
Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit (in diesem Sinne auch: BGE 133 |l
189 E. 6.1.2, 6.2). Mit anderen Worten konnen Ultraschallvernebler auch auf an-
dere Weise konstruiert werden, als sie den beiden Designs des Beklagten zu-

grunde liegt und dementsprechend eine ganz andere dussere Gestalt aufweisen.

Zusammenfassend vermag die Klagerin mit den von ihr eingereichten Unterlagen
keinen Beweis hinsichtlich des Vorliegens irgendeines Ausschlussgrundes zu er-
bringen, geschweige denn solche Uberzeugend darzutun, weshalb die Klage auch

aus dieser Perspektive abzuweisen ist.
34. Fazt

Die klagerischen Vorbringen bleiben unklar, da nicht zwischen den beiden streit-
gegenstandlichen Designs unterschieden wurde. Ein grosser Teil der Beweisoffer-
ten erweist sich Uberdies als unzulassig, wobei die Tatsachenvorbringen ohnehin
zu pauschal und vage bleiben, um Beweis dariber abnehmen zu kdnnen. Ferner
fihrt selbst eine inhaltliche Beurteilung der einzelnen Beweismittel zu keinem an-

deren Resultat: Die Klage ist vollumfanglich abzuweisen.

4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Der Klagerin vermag die Nichtigkeit der steitgegenstandlichen Designs, mithin das
Vorliegen der Ausschlussgrinde von Art. 4 lit. b und lit. c DesG, nicht zu bewei-

sen, was entsprechend zur Klageabweisung fuhrt.

5. Kosten- und Entschadigungsfolgen

51. Gerichtskosten

Die Hohe der Gerichtsgebuhr bestimmt sich nach der Gebuhrenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1



GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsach-
lichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Unter Hinweis auf die bereits
ergangenen Verfigungen vom 27. Januar 2016 (act. 31) sowie vom 30. Juni 2016
(act. 53) ist der Streitwert — in Ubereinstimmung mit der bisherigen Praxis des
hiesigen Gerichts — auf CHF 50'000.— festzusetzen (vgl. BGE 133 Il 490 E. 3.3
m.w.H.). Dies fuhrt zu einer ordentlichen Gerichtsgebihr von CHF 5'600.— (§ 4
Abs. 1 GebV OG). Sie ist ausgangsgemass der Klagerin aufzuerlegen (Art. 106
Abs. 1 ZPO) und aus ihrem Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

5.2. Parteientschadigungen

Die Hohe der Parteientschadigung ist nach der Verordnung uber die Anwaltsge-
buhren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO).
Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem
Streitwert von CHF 50'000.— betragt die Grundgebuhr rund CHF 7'000.—. Sie ist
mit der Begrundung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den
Aufwand fir die Teilnahme an einer allfaligen Hauptverhandlung ab. Fur die Teil-
nahme an zusatzlichen Verhandlungen und fur weitere notwendige Rechtsschrif-
ten wird ein Zuschlag von je hdchstens der Halfte der Grundgebihr berechnet
(§11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Dies fluhrt in Anwen-
dung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschadigung in der Hohe von

CHF 9'300.—. Mangels Antrags ist keine Mehrwertsteuer geschuldet.

Das Handelsgericht erkennt:

1. DieKlage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 5'600.—.

3. DieKosten werden der Klagerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten

Kostenvorschuss bezogen.

4. DieKlagerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschadigung in
der Hohe von CHF 9'300.— zu bezahlen.



-10 -

5.  Schriftiche Mitteilung an die Parteien sowie gestutzt auf Art. 40 DesG nach
Ablauf der Rechtsmittelfrist an das Eidgendssische Institut fur Geistiges Ei-

gentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes uber das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert betragt CHF 50'000.—.

Zirich, 12. Mai 2017
Handelsgericht des Kantons Zurich

Vizeprasident: Gerichtsschreiber:

Roland Schmid Dr. Moritz Vischer
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	Schliesslich kommt auch den klägerischen Internetausdrucken von irgendwelchen Google-Suchanfragen hinsichtlich des Ausschlussgrundes der technischen Bedingtheit kein Beweiswert zu. Vielmehr spricht nur schon die Tatsache, dass sich zwei Designs im Str...
	Zusammenfassend vermag die Klägerin mit den von ihr eingereichten Unterlagen keinen Beweis hinsichtlich des Vorliegens irgendeines Ausschlussgrundes zu erbringen, geschweige denn solche überzeugend darzutun, weshalb die Klage auch aus dieser Perspekti...
	3.4. Fazit
	Die klägerischen Vorbringen bleiben unklar, da nicht zwischen den beiden streitgegenständlichen Designs unterschieden wurde. Ein grosser Teil der Beweisofferten erweist sich überdies als unzulässig, wobei die Tatsachenvorbringen ohnehin zu pauschal un...

	4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
	Der Klägerin vermag die Nichtigkeit der steitgegenständlichen Designs, mithin das Vorliegen der Ausschlussgründe von Art. 4 lit. b und lit. c DesG, nicht zu beweisen, was entsprechend zur Klageabweisung führt.

	5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	5.1. Gerichtskosten
	Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteress...
	5.2. Parteientschädigungen
	Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge-bühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 50'00...

	Das Handelsgericht erkennt:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'600.–.
	3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
	4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 9'300.– zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie gestützt auf Art. 40 DesG nach Ablauf der Rechtsmittelfrist an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...

